Sygn. akt XXIl GWzt 23/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Marta Winska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa M.SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA spotki

komandytowej z siedzibg w Warszawie

przeciwko C. SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI spéitce komandytowej

z siedziba w Krakowie

o ochrone prawa do znaku towarowego i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje C. spotka z ograniczong odpowiedzialnosci spétce komandytowej z siedzibg w Krakowie
uzywania oznaczenia SELTINO w odniesieniu do filtrow do lodéwek, ktére nie zostaty wprowadzone
do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku
towarowego SELTINO lub za jego zgodg, w szczegdlnosci w odniesieniu do filtrow marki WESSPER,
w nazwach oraz w opisach aukcji prowadzonych na portalach aukcyjnych lub sprzedazowych, w

szczegolnosci na portalu aukcyjnym (...).pl;
2. oddala powddztwo w pozostatej czesci;
3. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

SO Beata Piwowarska
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UZASADNIENIE

M. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w Warszawie
[dalej takze jako spétka M. wniosta o udzielenie ochrony jej prawa do znaku towarowego i zakazanie
C. spotka z ograniczong odpowiedzialnosci spotce komandytowej z siedzibg w Krakowie [dalej takze
jako spodtka C.] czynéw nieuczciwej konkurencji. Pozew, ponownie wniesiony 17 czerwca 2020 r. po

dokonaniu zwrotu zarzgdzeniem z 8 czerwca 2020 r. (k.132) obejmowat:

1. zakazanie spotce C. uzywania oznaczenia Seltino w odniesieniu do towaréw w postaci filtrow do
lodéwek oraz filtrow do kawy, w szczegdlnosci marki (...), w nazwach aukcji oraz w opisach aukcji
prowadzonych przez pozwang na portalach aukcyjnych lub sprzedazowych, w szczegdlnosci na

portalu aukcyjnym (...).pl

2. zobowigzanie pozwanej do ziozenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku na
koncie pozwanej na portalu aukcyjnym (...).pl w zaktadce ,O sprzedajgcym” w rubryce ,Pozostate
informacje” czcionkg Open Sans, 10,5p, kolor czarny, wielkimi literami, bold, bezpos$rednio pod
tytutem ,Pozostate informacje” o$wiadczenie o nastepujgcej tresci: ,C. Sp. z 0.0. sp. k. niniejszym
oswiadcza, iz oferty aukcyjne C. Sp. z 0.0. sp. k. zamieszczone na koncie (...) pod nr aukcji (...) oraz
(...) nie dotyczyty produktéow marki Seltino, a wykorzystanie w ich tytutach chronionego znaku
towarowego Seltino dokonane zostato bez zgody uprawnionego z tytutu tego znaku towarowego.
Produkty sprzedawane na ww. aukcjach nie byly oryginalnymi produktami Seltino a jedynie sie pod

produkty Seltino podszywatly z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.”
3. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powodki kwot:

a. 1.310 zt z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zapfaty — tytutem
bezprawnie uzyskanych przez pozwang korzysci za czas od marca 2018 do dnia wniesienia pozwu
(na podstawie art. 130 ust. 1 zd. 2 RZTUE w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.),

b. 1.320 zt z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zapfaty tytutem
odszkodowania na zasadach ogélnych (art. 18 ust. 1 pkt. 5 u.z.n.k.),

c. 590 zt z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.04.2020 r. do dnia zaptaty tytutem

zados€uczynienia za naruszenie débr osobistych (art. 43 w zw. z art. 33!, art. 23 i art. 448 k.c.),

4. zasgdzenie zwrotu kosztdw postepowania.

Spotka M. domagata sie ponadto nakazania pozwanej udzielenia informaciji:

- o ilosciach produktow sprzedanych przez nig za posrednictwem aukcji na portalu (...).pl pod
numerami (...) i (...) oraz o cenach za jakie towary sprzedane zostaty za posrednictwem ww. aukcji;

- 0 wykorzystywaniu znaku towarowego Seltino w sposéb nieuprawniony, tj. w odniesieniu do
produktéw innych niz produkty powddki, w szczegdlnosci w aukcjach na portalu aukcyjnym (...).pl, tj.
zwtaszcza trzeciej z aukcji, ktérych dotyczyta korespondencja stron, a w przypadku wskazania takich
wykorzystan, udzielenia informacji o iloSciach oraz cenach produktéw sprzedanych przez pozwang w
ich wyniku. (k.3-130, 135-252)



C. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa z siedzibg w Krakowie
zazgdata oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. Zarzucita, ze nie zostato wykazane
naruszenie prawa do znaku towarowego ani popelnienie przez nig czynu nieuczciwej konkurenciji.
Wyjasnita, ze wszelkie przypadki wykorzystania znaku Seltino byty wynikiem pomyiki, btednego
oznaczenia aukciji, ktére po otrzymaniu zgtoszenia powoddki niezwilocznie usuwata. Przekonywata, ze
opis aukcji i zatgczone zdjecia (réwniez w miniaturkach) wskazywaty, ze przedmiotem aukcji jest

produkt oznaczony markg (...), co z tatwoscig mogt rozpoznacé przecietny konsument.

Pozwana zarzucita nieudowodnienie i nieadekwatnos$¢ roszczen pienieznych (odszkodowania,
zgdanego zwrotu korzysci) oraz brak winy w dopuszczeniu sie naruszenia. Wskazata, ze osobie
prawnej nie przystuguje zadoscuczynienia. Zarzucita nieprawidtowg kumulacje roszczen, ktérych
uwzglednienie skutkowatoby bezpodstawnym wzbogaceniem. Podata przy tym informacje zadane
przez powodke. Wyjasnita, ze zysk ze sprzedazy filtrow do lodéwek na aukcjach, w ktorych opisach
uzyto znaku powodki wyniost fgcznie (...) zt (aukcja nr (...) — jedna transakcja — (...) zt; aukcja nr (...)

— 15 transakcji — tgcznie (...) zt). (k.263-270)

Na rozprawie 24 sierpnia 2020 r. i w piSmie procesowym datowanym na 4 wrzesnia 2020 r.
powodka wskazata jako podstawy roszczen przepisy art. 9 ust. 2a i ust. 3 rozporzgdzenia (pkt 1.), art.
18 ust. 1 pkt 3w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pkt 2.), art. 296 ust. 1 p.w.p. (pkt 3a.), art. 18
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pkt 3b.) oraz art. 43 w zw. z art. 23 i w zw. z art.

33" k.c. (pkt 3c.). Wyjasnita ponadto sposob okreslenia wysokosci roszczen pienieznych. (k.300-302)

Sad ustalit:

Powstata 30 marca 2020 r. z przeksztatcenia F. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig M.
spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w Warszawie prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu urzgdzen AGD. Powddka
wytwarza, oferuje i wprowadza do obrotu m.in. filtry do lodéwek. (dowdd: odpisy z rejestru
przedsiebiorcow KRS k.162-167, wydruki ze stron internetowych k.78-80, 213-214, zeznania P. P.
k.348)

Wspdlnikiem i prezesem zarzgdu powodowej spofki jest P.P., ktdry byt wiascicielem unijnych

znakow towarowych:

- stownego SELTINO zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod
nr. 012309341, z pierwszenstwem od 13 listopada 2013 r., dla towaréw w klasach klasyfikaciji
nicejskiej: 3. preparaty do czyszczenia, 11. filtry do uzdatniania wody; filtry do oczyszczania powietrza

i 21. Sciereczki do czyszczenia



€

seltuno

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej pod nr 012309324, z pierwszenstwem od 13 listopada 2013 r., dla towaréw w klasach
klasyfikacji nicejskiej: 3. preparaty do czyszczenia, 11. filtry do uzdatniania wody; filtry do
oczyszczania powietrza i 21. Sciereczki do czyszczenia. (dowdd: Swiadectwa rejestracji EUIPO k.175-

177, 226-229, wydruki z rejestru EUIPO k.178-184, 230-235)

31 sierpnia 2020 r. prawa do tych znakéw towarowych zostaly przeniesione na powddke.
(dowod: wydruki z rejestru EUIPO k.303-307) Spétka M. uzywa tych znakéw towarowych m.in. dla
filtrow do lodowek. (bezsporne) Prowadzi sprzedaz za posrednictwem strony internetowej (...).pl oraz
na portalu aukcyjnym (...).pl. Oznaczenie SELTINO zawarte jest w nazwie uzywanej przez nig
domeny internetowej (...).com. Ponadto, powodka prowadzi kanat na portalu (...) o nazwie (...) (2.900
subskrypcji), na ktéorym omawia m.in. specyfike produktu pod nazwg SELTINO (ponad 20.000
wyswietlen). Produkty powodki dostepne sg na rynku od 6 lat. Ich roczna sprzedaz wynosi od
kilkudziesieciu do kilkuset sztuk. (dowdd: wydruki ze stron internetowych, k. 78-80, 103-104 i 114-129,
213-214, 236-237, zeznania P.P. k.348)

Filtry SELTINO pakowane sg w szczegolny sposob, przy uzyciu promieni UV, co powoduje, ze
w swej specyfikacji zawierajg informacje o mozliwosci przechowywania ich w opakowaniu nawet do 10
lat. (wydruki ze stron internetowych, k. 78-80 i 213-214) Posiadajg certyfikat (...)nadawany przez
amerykanskg instytucie (...)w rozbudowanej procedurze weryfikujgcej produkt pod katem licznych
norm. (dowdd: zeznania P.P.k.348, wydruki ze stron internetowych k.105-113, 238-246) Filtry, do

opisu ktérych pozwana uzyta oznaczenia SELTINO nie posiadajg takiej certyfikacji. (bezsporne)

Filtry do lodéwek kupowane sg przez konsumentdéw przez caty okres zywotnosci lodéwki (10-
15 lat), okresowo co okoto podt roku. (dowdd: zeznania P.P. k. 348) W tytutach aukcji powddki na
portalu (...).pl umieszczane sg informacje o rodzaju produktu (filtr), modelu lodéwki oraz o tym, ze
oferowany produkt stanowi zamiennik. Dodatkowo w tytutach niektorych aukcji pojawia sie oznaczenie
Seltino HAFEX. W tresci aukgcji o tytule ,(...)” zawarto informacje o cenie ((...)z}), opis i specyfikacje,
szczego6towe dane techniczne i fotografie produktu, w tym przekrgj filtra Seltino HAFEX. Wskazano, ze
stanowi on doskonaty zamiennik filtra S.(,konstrukcja identyczna jak oryginat’) HAFEX/EXP i jest jego
najlepsza alternatywg. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.114-129) Cena filtra SELTINO to
okoto (...) zt. Zysk ze sprzedazy wynosi okoto (...) zt. Zyski ze sprzedazy filtrow zamiennych i

oryginalnych stanowia 85% sprzedazy powddki. (dowdd: zeznania P.P. k.348)

C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa z siedzibg w Krakowie
prowadzi dziatalno$¢é gospodarczg w zakresie sprzedazy urzadzen i sprzetéw AGD, w szczegdlnosci
za posrednictwem portalu aukcyjnego (...).pl, postuguje sie przy tym nazwg uzytkownika (...).pl.
Pozwana oferuje i wprowadza do obrotu filtry do lodéwek S. g. Sg one opatrywane oznaczeniem
WESSPER. (dowdd: odpisy z rejestru przedsiebiorcow KRS k.168-174, wydruki ze stron
internetowych k.185-206, 215-225)



W pazdzierniku 2018 r. i w maju 2019 r. spétka C. oferowata do sprzedazy na portalu
aukcyjnym (...).pl filtry do lodéwek marki S. model (...) (numery aukcji: 501291, 695877).
Wytwarzane przez pozwang filtry oznaczone WESSPER byly oferowane z uzyciem w tytule aukgciji
znaku towarowego SELTINO. W tresci informacji o towarze wyraznie wskazywano, ze sprzedawany
jest filtr WESSPER, ktére to oznaczenie widniato takze na fotografiach przedstawiajgcych oferowane
filtry. (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.185-206) Na wniosek spdtki F. pozwana niezwtocznie
usuwata z tytutu aukcji oznaczenie SELTINO. (dowdd: wiadomosci elektroniczne k. 72, 73, 207-208,
zeznania $wiadka M.B. k.348) Tytuly tych aukcji pozwanej zawieraly informacje o modelu filtra,
producencie i modelu urzadzenia. W tresci aukcji o tytule ,Filtr wody Seltino HAFCIN do S. (...)”
opisane zostaty parametry produktu ze wskazaniem, ze jest to filtr marki Wessper AuqaCrystalline
stanowigcy zamiennik oryginalnego filira S.. Tre$¢ aukcji zawierata wykaz modeli lodéwek, z ktérymi
kompatybilny jest filir, a takze opis jego wiasciwosci i instrukcje obstugi. Analogiczng tresé zawiera
aukcja o tytule ,Filtr wody Seltino do lodéwki S. (...)". (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.185-
206) W ramach aukcji o numerze (...) zawarto jedng transakcje, wartos¢ sprzedazy wynosita (...) zt
netto. W ramach aukcji o numerze (...) warto$¢ sprzedazy wyniosta fgcznie (...) zt netto. Zawarto dwie
transakcje po cenie (...) zt brutto, trzy po cenie (...) zt brutto, siedem po cenie (...) brutto oraz trzy

transakcje po cenie (...)zt brutto. (o$wiadczenie pozwanej k.263-270)

Pozwana prowadzi dziatalno$¢ handlowa, m.in. za posrednictwem portalu aukcyjnego (...).pl.
Oferuje rownoczes$nie ok. 20.000 towaréw, m.in. filtry SELTINO (jako ich dalszy dystrybutor). (dowdd:
wykaz k.313, zeznania $wiadka M.B. k.348) Obecnie nie korzysta z oznaczenia SELTINO.
(obcigzajgcy powodke brak dowodu przeciwnego) Oferujgc produkt, ktory stanowi odpowiednik
oryginalnego, pozwana zastrzega w tytule aukcji, ze jest to zamiennik wskazujgc kupujgcemu, ze jest

to produkt o odpowiednich cechach i sposobie dziatania, jednak nieoryginalny.

Spotka C. postuguje sie systemem weryfikacji, do ktérego wprowadza stowa odpowiadajgce
nazwom produktéw bedgcych zamiennikami. System pozwanej wylapuje te stowa i weryfikuje, czy
oferty zawierajgce zamienniki sg w odpowiedni sposdb zredagowane. Znak SELTINO jest
wprowadzany w ten wiasnie sposob. Produkt moze byé sprzedawany na wiecej niz jednej aukcji. W
tytule aukcji czesto wpisywane sg modele sprzetu, z ktérym filiry sg kompatybilne. Oprécz tego,
pozwana tworzy model automatycznego pobierania tytutdbw pojawiajacych sie w serwisach
sprzedazowych na dany model filtra. Tytuly sg weryfikowane przez panel informatyczny wspierany
przez narzedzie do wyplywania stow, ktére nie mogg zostaé uzyte bezposrednio. Pozwana
wprowadza dziennie kilkadziesigt aukcji. Wszystkie dane sg aktualizowane. Po wprowadzeniu modeli

tytutdw aukcje sg wystawiane automatycznie. (dowdd: zeznania swiadka M. B.k.348)

W celu wyszukania produktu kupujgcy wpisuje w wyszukiwarce na portalu (...).pl interesujgce
go stowo, tj. nazwe filtra lub model sprzetu. Po wpisaniu do wyszukiwarki stowa ,Seltino” wyswietla sie
aukcja, z tym stowem zawartym w tytule. W wyswietlonych wynikach kupujacy widzi informacje o
cenie i nazwie filtra/modelu sprzetu, co stanowi gtéwne elementy, na podstawie ktdrych dokonuje sie
wyboru. (dowdd: zeznania P.P. k.348)

Sad zwazyt:



Pozew ztozony przez spotke M. 1 czerwca 2020 r. obejmowat szereg roszczen opartych na
wielu podstawach prawnych (kumulacja) co sprawia, ze konieczne jest dokonanie ich oceny w
odniesieniu do przepiséw na jakie powotywat sie profesjonalny petnomocnik powddki, z
uwzglednieniem przytoczonej przezen argumentacji. Ogoélnie jednak, na wstepie Sad pragnie wskazaé
na nie do konca przemyslang konstrukcje pozwu, kiory obejmujgc bardzo szeroki zakres praw i
interesdw gospodarczych powodki nie zawierat przedstawienia twierdzen o okolicznosciach faktycz-
nych i dowoddw na ich poparcie wymaganych do uznanie za stuszne wszystkich roszczen. Co wiecej,
sama ich tre$¢ budzita zasadnicze watpliwosci Sadu, co skutkowato zwrotem zarzgadzonym w dniu
8 czerwca 2020 r. Ponownie wniesiony pozew nie usuwat jednak wszystkich btedéw jak chodzi o

sformutowanie roszczenia zakazowego, co takze miato wptyw na mozliwos¢ jego uwzglednienia.

1. Odnosnie do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 P., z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 I.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L’z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G. )

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wifasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wtasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do

tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i



uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest
szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Znaki nalezy porownywacé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosé,
wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M. ) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z 8.05.2014 r.
w sprawie C-591/12 P B. SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznos¢é miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 ., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposdb catoSciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P B. oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07
L)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,

dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie



ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R. ) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie¢ na zachowany w pamigci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. iz 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrozniajgcym charakterem wynikajacym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkosé
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V. ) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek



uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegollnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej
na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Spotka M. nabyta od P.P. prawa wytgcznego uzywania w odniesieniu do filtréw do lodowek
(oczyszczania wody) stownego i stowno-graficznego unijnych znakéw towarowych SELTINO 31
sierpnia 2020 r. Przed tg datg nie byta ich wtascicielem ani licencjobiorcg (brak dowodu przeciwnego),
nie moze zatem skutecznie wywodzi¢ jakichkolwiek roszczen z faktu uzycia przez spétke C. w tytutach
aukcji internetowych oznaczenh stownych SELTINO — identycznego ze znakiem stownym (EUTM-
012309341) i konfuzyjnie podobnego ze znakiem stowno-graficznym (EUTM-012309324), ze wzgledu
na uzycie dystynktywnego elementu stownego (identyczno$¢ na pfaszczyznie fonetycznej i

koncepcyjnej).

Wbrew przekonaniu powddki, jej prawa nie stanowig kontynuacji praw poprzednika, spétka z
ktérej powstata (F. P. P. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig) nie byla bowiem nigdy

wiascicielem znakoéw SELTINO, a nie przedstawiono umowy zbycia praw przez P.P. (osobe fizyczng).

Roszczenia z punktéw 2. i 3a., odnoszace sie do czasu przed datg nabycia praw do znakéw
SELTINO, zmierzajgce do usuniecia skutkdbw naruszen, nie przystugujg powddce (a contrario art. 296
ust. 1 oraz art. 296 ust. 1* w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.). Na marginesie nalezy zauwazy¢, ze ostatni z
powotanych przepiséw nie przewiduje w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego sankcji w
postaci ztozenia przez naruszyciela oswiadczenia, a jedynie publikacje orzeczenia lub informacji o

orzeczeniu. Roszczenie z pkt 2. pozwu pozbawione jest przeto w tym zakresie podstawy prawnej.

Sad uznat natomiast, ze wielokrotne uprzednie uzywanie w tytutach i opisach aukcji na
platformie internetowej (...).pl wskazuje na to, iz istnieje nadal grozba naruszenia w przysztosci praw
powddki. Naruszenie stanowi w tym przypadku dziatanie bezprawne, bez wzgledu na fakt zawinienia.
Uzycie znaku towarowego osoby trzeciej (bez jej zgody) narusza prawo wytgczne zaréwno w funkciji
oznaczenia pochodzenia, jak i reklamowej. Znak stowny SELTINO i oznaczenie oraz towary, dla
ktérych znak jest zarejestrowany, a oznaczenie jest uzywane sg identyczne, nie ma zatem potrzeby
badania istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. (naruszenie stypizowane w art. 9 ust. 2a
rozporzgdzenia). Zastosowane sankcje mogg sie jednak odnosi¢ wytgcznie do filtrow do lodowek,
poniewaz brak jest dowodu na korzystanie przez pozwang z oznaczenia SELTINO do dla filtrow do

kawy.

Ze swej strony pozwana nie wykazata w tym postepowaniu, ze nie istniejg szczegdlne powody
odstgpienia od natozenia na nig sankcji z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia. Nie sg nimi z pewnoscig
reakcje na zastrzezenia wiasciciela znaku towarowego, skoro informacja o towarze wprowadzana pod
tytutem z uzyciem znaku SELTINO byta dostepna dla klientéw, co wiecej dochodzito do zawierania

umow sprzedazy. Takze niewielka liczba aukcji, w ktérych doszto do ,btedu” nie usprawiedliwia



naruszenia. W ocenie Sgdu brak jest dowodu na to, ze zastosowano obecnie skuteczny system peinej
ochrony przed uzywaniem znaku powoddki, zeznania ztozone przez swiadka M.B. sg bardzo ogdlne i
nie do$¢ przekonywujgce. W szczegdlnosci nie potwierdzajg one okolicznosci wskazanych w pismie
przygotowawczym datowanym na 24 wrzeénia 2020 r. (strona 2.)

Zakaz natozony przez Sad uwzglednia jednak (z urzedu) przypadki dopuszczalnosci uzycia
znaku towarowego SELTINO w odniesieniu do filiréw do lodéwek, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku lub za

jego zgodag, gdy doszto do wyczerpania prawa.

Przepis art. 15 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, Zze unijny znak towarowy nie uprawnia do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostalty wprowadzone do obrotu na
terytorium EOG pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest
poglad o wytacznym uprawnieniu wtasciciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzone-
go nim towaru do obrotu w okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 S., z 1.07.1999 r. w sprawie C-173/98 A. z
20.11.2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z. , z 14.07.2011 r. w sprawie C-46/10
V.) W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 C. GmbH Trybunat stwierdzit, ze wyczerpanie praw
przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy uprawniony do niego udzielit — w sposoéb
wyrazny — zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towaréw, w stosunku do ktérych powotano sie
na wyczerpanie.

Trybunat wielokrotnie podkreslat, ze tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie
towaréow do obrotu wewnatrz Unii Europejskiej decyduje o tym, czy doszlo do wyczerpania prawa z
rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia takiej zgody jest rozstrzygajgcym kryterium przesgdza-
jacym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00, LEX)
W przypadku wprowadzenia do obrotu towaréw poza obszarem EOG nie nastepuje skutek w postaci
wyczerpania prawa wytgcznego, w zwigzku z tym powotanie sie przez pozwanego na takg okolicznos¢

nie moze by¢ skuteczne. (por. wyrok ETS z 15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 M.)

Zgoda uprawnionego do znaku na wprowadzenie do obrotu towaru w Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wyrazona w sposéb wyrazny lub dorozumiany, powinna by¢ udowodniona przez
przedsiebiorce, ktory sie na nig powotuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku
w sprawach Z. .i L. oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w sprawie C-244/00 V. ). W zadnym wypadku
nie moze byé ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa wzgledem kwestionowanych
towardw nie wystarczy takze zgoda na wprowadzenie do obrotu towaréw z nimi identycznych. Fakt jej
udzielenia musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym

znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98)

Sad oddalit powédztwo w odniesieniu do roszczenia z pkt 1. w czesci w jakiej obejmuje
ono przypadki uzycia znaku towarowego SELTINO pomimo wyczerpania prawa oraz w zakresie w
jakim — w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. — dokonano zmian w tresci sankcji zakazowej w

poréwnaniu ze sformutowaniem powddztwa.
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2. Odnosnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientow, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sgd
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest
kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:
O czyn ma charakter konkurencyjny,
O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

Q jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ swiadomosc
skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientow dla
oferowanych przez nich towardéw przez zwiekszenie wilasnej efektywnosci gospodarczej badz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢
zdolne wywiera¢ wptyw na innych przedsigebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentéw),
niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym
sposéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek
wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy

naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséow, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa

wiasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentow, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspoizycia spotecznego jako normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztait okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte Srodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z
dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajow
powazne znaczenie mogg miec ustalane przez organizacje samorzgdu zawodowego kodeksy etyczne.
(por. M.Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy
Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Sprzecznos$¢ z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna,
podlega ocenie sgdu z punktu widzenia tresci, motywow i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie
niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi

przez dang spotecznosé, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.

1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
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niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznac¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w
art. 3ust. 1,

- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujacg w stosunku do przepiséw szczegoélnych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢
badane przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy
nie mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli
generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurenciji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosé

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:
1. zaniechania niedozwolonych dziatan,
2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan,
3. ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej
formie,
4. naprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogélnych,
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogélnych,
6. zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem
kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego — jezeli czyn byt zawiniony.
Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zgdanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie wéwczas,
gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysziosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Zgodnie z art. 10 ust.l u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w bigd m.in. co do ich

pochodzenia. Do oceny naruszenia interesu gospodarczego powddki znajdg zatem zastosowanie
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reguty okreslone dla naruszen prawa do znaku towarowego w funkcji oznaczenia pochodzenia,

przedstawione w pkt 1.

O oddaleniu powddztwa opartego na przepisach art. 18 ust. 1 u.z.n.k. (w zakresie roszczen z

pkt 1., 2. i 3b) zadecydowato nieudowodnienie przez powddke pierwszenstwa uzywania oznaczenia

SELTINO dla produkowanych przez nig, oferowanych i/lub wprowadzanych do obrotu filtrach do
lodéwek. Spotka M. nie tylko w zaden sposob nie dowodzi naruszenia, ale nawet nie przedstawia
faktow istotnych dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., do ktérych mozna bytoby sie

odnies¢ przyznajac je lub zaprzeczajgc im.

Uzasadnienie pozwu ani zaoferowany materiat dowodowy nie pozwalajg na poczynienie przez
Sad ustalen co do charakteru prowadzonej przez powddke dziatalnosci gospodarczej, faktu i sposobu
uzywania przez nig oznaczen SELTINO oraz wptywu jaki na jej skonkretyzowane interesy
gospodarcze mogto mie¢ uzywanie przez pozwang kwestionowanych oznaczen. Powddka nie
przedstawia na te okolicznos¢ zadnych dokumentéw, czy cho¢by wydrukéw ze stron internetowych.
(art. 458" i art. 3299 k.p.c.) Nalezy przy tym wskaza¢ na fakt powstania spotki M. 30 marca 2020 r.

oraz niewyjasnienie sytuacji rynkowej i dziatalnosci gospodarczej przeksztatconej spotki z o.0. F. P.P..
Powddka zdaje sie utozsamia¢ z dziataniami innych podmiotéw, niewatpliwie samodzielnych
przedsiebiorcow, przypisujac sobie ich efekty rynkowe bez jakiejkolwiek podstawy prawnej i

faktycznej.

Spotka M. nie moze takze zadaé ochrony swych intereséw gospodarczych — renomy
przedsiebiorcy, przedsiebiorstwa ani oferowanych przez nie towaréw i ustug przed dziataniami

obowigzanej naruszajgcymi dobre obyczaje handlowe, a zatem na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Jak przyjmuje Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie wyrazajg sie pozaprawnymi normami
postepowania, ktérymi powinni kierowaé sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da sie okresli¢ w sposéb wy-
czerpujgcy, poniewaz ksztaltowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zaréwno przyjmowanymi
wartosciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami zycia gospodar-
czego (wyrok z 2.01.2007 r., V CSK 311/06). W orzecznictwie przyjmuje sie szerokg interpretacje
przestanki naruszenia lub zagrozenia interesu gospodarczego, ktéry zresztg nie ma jednolitego
charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, ktérg obierze uprawniony
przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi wykaza¢ konkretne zmiany w
sytuacji majagtkowej spowodowane czynem nieuczciwej konkurencji, jezeli natomiast dochodzi
zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposdb naruszenia
dobrych obyczajéw moze wystarczy¢é do uznania, Zze co najmniej zagrazajg one interesom

przedsiebiorcy domagajgcego sie ochrony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje sie, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony
renomowanych oznaczen odrézniajgcych (m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z 20.10.2005 r., V CK
154/05), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektéw cudzej pracy, a w
szczegollnosci wypracowanej przez konkurenta szczegodlnej pozycji rynkowej. Taka interpretacja art. 3
ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sadu Najwyzszego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym,

dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego
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przedsiebiorstwa, niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla
zaistnienia w swiadomosci konsumentéw z produktem rodzajowo tozsamym, bez wiasnych wysitkéw i
naktadéw finansowych (pasozytnictwo). Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim
spoteczenstwie, zastugujgcej na aprobate normy moralnej, zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpac
nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 23.10.2008 r., V CSK
109/08)

Powddka nie tylko nie wykazata pierwszenstwa rynkowego, ale takze renomy filtrow
SELTINO, ich oznaczenia, czy tez oznaczenia przedsiebiorcy. Nie mozna zatem uzna¢, ze w jakims$
zakresie pozwana dopuscita sie naruszenia dobrego obyczaju handlowego wykorzystujgc — bez
usprawiedliwienia — renome spotki M. , korzystajgc z rozpoznawalnosci na rynku jej, jej produktu lub
jego oznaczenia, by zaoszczedzi¢ sobie naktadéw na zbudowanie wtasnej pozycji, a w konsekwencji
szkodzi ona interesom gospodarczym swego konkurenta rynkowego - powddki, ktorej stuzg

roszczenia okreslone w art. 18 ust. 1 pkt 1., 2 5. u.z.n.k.

3. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy

W mysl art. 43% k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktorym dziata przedsiebiorca. Zgodnie z
art. 43° k.c., firmg osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43% k.c. i art. 43° k.c. wynika, ze
firma powinna stanowi¢ oznaczenie pozwalajgce na odroéznienie od siebie poszczegdinych
przedsiebiorcow uczestniczgcych w obrocie gospodarczym. Ze wzgledu na swg role odrdzniajgca,
zwlaszcza w odniesieniu do przedsiebiorcéw cieszgcych sie uznaniem na rynku i czynigcych
wymierne naktady na reklame, firma moze by¢ nosnikiem znacznej wartosci majgtkowej (chociaz jest
niezbywalna). Moze ona pozwala¢ konsumentom na identyfikacje towaréw lub ustug i wywotywac u

nich skojarzenia z renomg przedsiebiorcy, jakoscig jego towardw lub ustug.

Przepis art. 43" k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dziataniem, moze zgda¢ zaniechania tego dziatania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. W
przypadku dokonania naruszenia moze on takze zgdac usuniecia jego skutkow, ztozenia oswiadcze-
nia lub oswiadczen odpowiedniej tresci i formy, naprawienia na zasadach ogolnych szkody

majgtkowej lub wydania korzysci uzyskanych przez naruszajgcego.

Ochrona firmy opiera si¢ na zasadzie domniemania bezprawnosci, rozumianej jako
niezgodno$¢ zachowania z szeroko rozumianym porzadkiem prawnym. Naruszeniem jest kazde, nie
oparte na wlkasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej petnym brzmieniu badz jej charakterystycznej
czesci, bez wzgledu na wine lub $wiadomos¢ naruszenia. Naruszenie prawa do firmy moze przybrac
rézne formy, charakteryzujgc sie z zasady intencjg skorzystania z renomy uprawnionego, ,wdarcia sie”
w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz. Czes¢ ogdina”,
LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43" k.c.), np. poprzez wywotanie u niej mylnego wyobrazenia o
istnieniu powigzania pomiedzy uprawnionym a naruszycielem. Roszczenie o zaniechania dziatan
zagrazajgcych prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest

kumulatywnym spetnieniem przestanek:

1. zaistnienia dziatania przedsiebiorcy zagrazajgcego firmie uprawnionego,
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2. bezprawnosci tego dziatania.

Sad podziela poglad Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu wyrazony w wyroku z 26.07.2012 r. (I
ACa 486/12), ze zagrozenie ma miejsce, gdy z okolicznosci sprawy wynika, ze firma zostata uzyta w
taki sposob, ktory wigze sie z ryzykiem pomytki co do tozsamosci przedsiebiorcéw. Pojecie to nalezy
interpretowac szeroko — wtgczajgc w to ich wzajemng relacje — wystepowania (albo nie) miedzy nimi
powigzan prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nieuprawnione
korzystanie z niej przez innego przedsiebiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zyskow
z nakfadéw na reklame uprawnionego albo naraza na szwank jego renome. Z zagrozeniem, o ktérym
mowa w art. 43" k.c., musi wigzaé sie realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M.

Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), ,Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przestance bezprawnosci dziatania nalezy przypisa¢ znaczenie niemoznosci przeciwstawienia
cudzemu prawu do firmy wilasnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego
oznaczenia, wynikajgcego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz,
.Prawo do firmy i jego ochrona”, Panstwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres ochrony nie jest przy tym
ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres dziatania przedsiebiorcéw (tak wyrok Sgdu
Apelacyjnego w Katowicach z 4.11.2006 r., | ACa 560/04, OSA 2006). Swiadomo$é lub wina
naruszajgcego sg w Swietle art. 43" k.c. irrelewantne. Powoda obcigza dowdd, ze przystuguje mu
prawo do firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem. Poniewaz bezprawnosc

domniemywa sie, to pozwanego obcigza dowdd braku bezprawnosci.

Stawianie pozwanej zarzutu naruszenia prawa do firmy wynika z oczywistego niezrozumienia
przez spotke Ma.istoty ochrony firmy jako oznaczenia przedsigbiorcy. W jej przypadku firmg jest ,M.”,
a nie ,Seltino”, stgd uzycie przez pozwang takiego oznaczenia w tytutach aukcji internetowych, a
zatem w odniesieniu do towaru, a nie przedsigbiorcy, nie stanowi naruszenia sankcjonowanego w art.
43" k.c. Zakwestionowane dziatanie spotki C. nie narusza takze innych dobr osobistych
przedsiebiorcy okreslonych w art. 23, art. 43 w zw. z art. 33! k.c. Na poparcie tego zarzutu powddka
nie przedstawita zresztg jakiegokolwiek uzasadnienia. Spétce M. nie stuzy zatem roszczenie o

zapftate zadoscéuczynienia wskazane w pkt 3c.

Zwazywszy zakres w jakim rozstrzygniecie byto korzystne lub niekorzystne dla kazdej ze stron
oraz wartos¢ przedmiotu sporu Sad postanowit o wzajemnym zniesieniu kosztéw postepowania.

(art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.)
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